GruBwort

In langer und guter Tradition:
GRUR und das Patentwesen

Die Redaktion dieser Nachrich-
ten hat mich gebeten, zur Ein-
fihrung einige Bemerkungen
zum Interesse und zum Enga-
gement der Vereinigung fiir
,den Patentschutz” zu machen.
Beides wird man jedoch kaum
betonen miissen. Immerhin hat
GRUR im Laufe ihrer Ge-
schichte wesentlich zur Ent-
wicklung des Patentschutzes in
Deutschland beigetragen und
tut dies — wie etwa dieser Rund-
brief zeigt — auch heute noch.
Selbst das Entstehen eines eige-
nen Berufstandes der Patentan-
wilte hat der Griine Verein be-
einfluf3t. Das Patentanwaltsge-
setz vom 21. Mai 1900 beruhte
in erheblichem Umfang auf sei-
nen Vorschldgen.

Interessant mogen daher fiir die
Leser einige Hinweise auf die
Griindung der Vereinigung im
Jahre 1892 und ihre ersten Ak-
tivitaten sein, bei denen bereits
der nationale und der interna-
tionale Patentschutz eine be-
sondere Rolle spielten.

Schon das Entstehen des Grii-
nen Vereins geht auf Person-
lichkeiten zuriick, die an der
Schaffung des Patentschutzes
in Deutschland und in der Welt
mitgewirkt haben. Hier sind vor
allen der Dresdner Patentan-
walt Carl Pieper zu nennen und
seine nicht nur in Deutschland
geriihmten Bemithungen um

die Vorbereitung und Durch-
fuhrung des Internationalen
Patent-Congresses zur Erorte-
rung der Patentfrage in Wien
1873. Dessen Verhandlungen
fuhrten zum Ende der Patent-
kontroverse in Deutschland
und zur Verabschiedung des
Patentgesetzes von 1877 und
schliefllich auch — wiederum
war Pieper der Motor — im Jah-
re 1883 zum Abschluss der Ma-
gna Charta des internationalen
gewerblichen Rechtsschutzes,
der Pariser Verbandstiberein-
kunft zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums.

Bei der Griindung der Vereini-
gung hatte sich das Deutsche
Reich noch aufSerstande gese-
hen, der PVU beizutreten. Fiir
Deutschland als Priifungsland
war die sechsmonatige Priori-
tétsfrist des Art. 4 Abs. 3 der
Pariser Fassung der PVU zu
kurz, und der Ausiibungszwang
fir Patente des Art. 5 Abs. 2
PVU lief den Interessen der
deutschen Exportindustrie zu-
wider. Daher setzte sich die
Vereinigung bei ihrer Griin-
dung das Ziel, auf eine Ande-
rung der Beitrittshindernisse
und einen Beitritt Deutschlands
zur Pariser Union hinzuwirken.
Der zundchst so genannte
,Deutsche Verein fiir den
Schutz des gewerblichen Eigen-
tums” sah daher auch nach den
entsprechenden Anderungen
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Aus der Geschaftsstelle
Norbert Diel wird Geschaftsfiihrer von GRUR

GRUR freut sich, Herrn
Norbert Diel als Geschifts-
fithrer der Vereinigung be-
griflen zu dirfen. Der 42-
jahrige Rechtsanwalt war
zuletzt beim internationa-
len  Fachverlagskonzern
Wolters Kluwer Deutsch-
land als Programmleiter
Gewerblicher Rechtsschutz
fiir den Carl Heymanns Verlag titig. In der anwaltlichen Praxis
hat er sich tiberwiegend mit dem Medizin- und Pflegerecht be-
schéftigt. Als langjahriger Assistent am Institut fiir Kirchenrecht
und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands des Forderver-
eins des Instituts fur Kirchenrecht ist er zudem der Universitat
zu Kéln besonders verbunden. Herr Diel wird die Leitung der
GRUR-Geschiftsstelle am 11. Oktober 2010 iibernehmen und
den Generalsekretiar der Vereinigung, Herrn Dr Michael
Loschelder, bei der Wahrnehmung der vielfiltigen Aufgaben auf
nationaler und internationaler Ebene und der Weiterentwicklung

von GRUR unterstiitzen.

der PVU durch die Revisions-
konferenz von Briissel im Jahre
1900 und dem Beitritt des Rei-
ches am 11. Mai 1903 sein Ziel
»mit freudigem Stolze” erreicht.
Erwdhnt werden muss hier,
dass sich fiir dieses Ziel der
langjéhrige und legendare
GRUR-Generalsekretar Albert
Osterrieth nachdriicklich einge-
setzt hat, auf dessen Bemithun-
gen um den internationalen ge-
werblichen Rechtsschutz auch
die Griindung der Internationa-
len Vereinigung fiir den ge-
werblichen Rechtsschutz, der
AIPP], zurtickgeht, deren erster
Generalsekretir er wurde.

Wir konnen daher mit Fug sa-
gen, dass seit den Anfangsta-
gen der GRUR auch der inter-
nationale Schutz von Patenten
ein Schwerpunkt ihrer Arbei-
ten ist.

Freilich wissen wir auch, dass
das Ende der Patentrechtskon-
troverse im Jahre 1877 nur ein
vorldufiges war. Widerstande
gegen den Schutz der verschie-
denen Formen des gewerbli-
chen Eigentums flammen im-

mer wieder auf. Zurzeit wird
unter anderem fiir die Entwick-
lungslédnder unter dem Stich-
wort eines Menschenrechts auf
Gesundheit und Erndhrung die
Einschrankung des Patent-
schutzes fiir Arzneimittel und
die Abschaffung des Sorten-
schutzes diskutiert. Dem wird
GRUR auch in Zukunft die Er-
kenntnis entgegen halten, dass
die Erteilung gewerblicher
Schutzrechte den technischen
und den sozialen Fortschritt
fordert — auch in Entwicklungs-
landern. Das hindert die Verei-
nigung nattirlich nicht daran,
ihr Augenmerk immer wieder
auf die Bestimmung angemes-
sener Grenzen der Schutzrech-
te zu richten. In diesem Jahr ge-
schieht dies auf der Jahresta-
gung in Hamburg im Rahmen
einer fachausschusstibergrei-
fenden Arbeitssitzung zum
Thema ,Schutzrechte — Funk-
tion und Begrenzung”

Dazu laden wir Sie herzlich ein.
Willkommen in Hamburg!

Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein,
Président
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Schwerpunkt: Patentrechtliche Aktivitéiten der WIPO im Focus von GRUR

SCP

1. Beim Blick auf die patentrechtlichen
Aktivititen der WIPO dréngte sich immer
mehr das Bild einer stillgelegten Baustelle
auf. Anlass zu diesem Eindruck war duf3er-
lich die in der Tat stillgelegte Baustelle vor
der Haustiir des Arpad-Bogsch-Gebaudes,
auf der sich schon bald der Wildwuchs
selbst ansiedelnder Biische und Baumchen
breitmachte. Dem aufleren Bild entsprach
in der inneren Situation die interne Blok-
kade im Standigen Ausschuss fiir Patent-
recht (SCP), der 1998 auf Initiative des neu-
en Generaldirektors, Dr. Kamil Idris, ein-
gerichtet worden war.

2. Hauptaufgabe des SCP war es zu-
néchst, den auf prozedurale Fragen der Pa-
tenterteilung beschrénkten ,Patentrechts-
vertrag” (PCT) vorzubereiten. Nach dem
Gelingen dieses Vorhabens im Jahre 2000
sollte ein weiterer Vertrag materiellrechtli-
che Grundbegriffe des Patentrechts har-
monisieren. Das Projekt erhielt zunéchst
den Arbeitstitel ,Substantive Patent Law
Treaty”; der Vertrag sollte der Abschluss
einer internationalen Patentrechtsharmo-
nisierung werden. Der Vertragsentwurf sah
eine allgemeine Neuheitsschonfrist fiir Vor-
verlautbarungen des Erfinders auf breiter
internationaler Basis und die allseitige Ver-
pflichtung zur Einfiihrung des Erstanmel-
derprinzips vor. Das bedeutete bereits fiir
die transatlantischen Beziehungen und in-
nerhalb der europdischen Staaten, unge-
wohnlich harte Niisse zu knacken. Ehe aber
die transatlantischen Kompromiss- und
Verhandlungsmaoglichkeiten voll ausgelo-
tet werden konnten, setzte relativ unver-
mittelt eine zu keinen Kompromissen be-
reite Blockadepolitik einer Gruppe von Ent-
wicklungsldndern ein.

3. Die gegen die Verhandlungen verhang-
te Blockade beruhte vor allem darauf, dass
die Entwicklungslédnder erst allméhlich rea-
lisierten, welche Verpflichtungen sie mit dem
TRIPS-Ubereinkommen {ibernommen hat-
ten. Hinter allen normativen Anliegen der
entwickelten Lénder sahen sie deshalb vor-
wiegend den Versuch, den Bestand der
TRIPS-Verpflichtungen zu erweitern.

4. Erst nach dem Wechsel zum neuen
Generaldirektor Dr. Francis Gurry kam
wieder Bewegung in die Arbeiten des SCP.
Dr. Gurry, als langjahriger Mitarbeiter des
Internationalen Biiros ein ausgewiesener
Kenner des Patentrechts, legte dem SCP
eine umfassende Studie zu allen Proble-
men des Patentrechts vor. Das Dokument
griff neben den allgemeinen Gravamina ge-
gen das aktuelle internationale System des
Patentsrechts auch ein die Patentanwalt-
schaft weltweit interessierendes Problem
auf: die Frage einer allgemeinen Anerken-
nung des ,Attorney-Client-Privilegs® fiir
Patentanwiélte.

5. Das Dokument stellte ein tiberzeugen-
des Tableau aller drangenden Probleme dar,
einschliefSlich der ,Patent Trolls“ und der
beunruhigenden ,Backlogs® vor allem bei
den grofien Patentdmtern, aus dem sich al-
le Lager im SCP bedienen und Kompro-
misse flir die weitere Agenda mit der je-
weiligen Gegenseite schmieden konnten.
Esbildeten sich bald Schwerpunktinteressen
der verschiedenen Lager heraus wie die
Nutzung des Informationswertes des Pa-
tentwesens, der Ausschluss von bestimmten
Bereichen vom Begriff der Erfindung oder
vom Patentschutz, der Transfer von Tech-
nologie, das Verhltnis von Patenten und
technischen Standards und schliefilich auch
das ,Attorney-Client-Privilege*

6. Nur ein Problemthema blieb und bleibt
kategorisch ausgeschlossen, eben die Har-
monisierung der materiellrechtlichen
Grundbegriffe des Patentrechts, mit denen
der SCP seine Arbeiten nach dem Ab-
schluss des PLT aufgenommen hatte.

PCT

7. Von diesen internen Selbstblockaden
nie betroffen waren die Tétigkeiten der W1I-
PO im Rahmen des PCT und die Reform
des PCT. Sie schien im Jahre 2004 nach
dem Inkrafttreten wesentlicher Anderun-
gen wie der einheitlichen Frist fiir den Ein-
tritt in die nationale Phase von 30 Monaten
oder des sog. Erweiterten internationalen
Recherchenberichts als abgeschlossen. Die
Krisenerscheinungen in den grofien Pa-
tentamtern, die zugleich als internationale
PCT-Behorden agierten, verschonten auch
nicht den PCT. Es verstérkte sich die Kritik
an den Ergebnissen der internationalen Re-
cherche und vorldufigen internationalen
Priifung und deren mangelnde Nutzung in
der nationalen Phase. Vor allem wurden
eine angeblich mangelhafte Qualitét der in-
ternationalen Recherche und die Un-
gleichbehandlung von internationalen und
nationalen Recherchen bei den grofSen
PCT-Behorden kritisiert. Dazu zeichnete
sich ein dramatischer Riickgang der An-
trage auf internationale vorldufige Priifung
ab. SchliefSlich regte sich eine wirkliche
oder vermeintliche Konkurrenz in den von
den USA initiierten bilateralen Abkommen
tber den ,Patent Prosecution Highway*.

8. Das Internationale Biiro sah sich des-
halb veranlasst, dem Ruf nach einer Ver-
besserung der Qualitdt von internationaler
Recherche und vorldufiger Priifung nach-
haltig Folge zu leisten. Dazu sollte zunéchst
die inzwischen bereits eingefiihrte ,ergén-
zende internationale Recherche” (SIR) die-
nen, um insbesondere die sprachlichen
Qualifikationen der Priifer in den verschie-
denen PCT-Behoérden nutzbar zu machen.
9. Der PCT ist uniibersehbar das finan-
zielle Riickgrat der WIPO, deren Haushalt
zu einem wesentlichen Teil mit den Ge-
bithreneinnahmen aus dem PCT finanziert
wird. Verstandlich, dass in der weltweiten
finanziellen Krise mit einem - wenn auch

nur leichten — Riickgang der internationa-
len Anmeldungen, dem an sich erwartba-
ren starken Riickgang der Antrége auf in-
ternationale vorldufige Priffung und der all-
gemeinen Notwendigkeit, Personal abzu-
bauen, im Internationalen Biiro Warnlich-
ter aufzuleuchten begannen. Hinzu kommt
positiv, dass der neue Generaldirektor Dr.
Gurry sich auf Grund seines beruflichen
Werdegangs im Internationalen Biiro auch
personlich fiir die PCT-Angelegenheiten
besonders engagiert.

10. Er entwickelte deshalb eine ,Roadmap",
um mit dem PCT eine Antwort auf die ge-
genwiartigen Herausforderungen fiir das
Patentwesen insgesamt und fiir den PCT zu
geben. Sie zielt darauf ab,

der Kritik an den Qualitdtsméngeln bei
der internationalen Recherche durch ein
effizientes Qualitaitsmanagement entge-
genzuwirken,

einen zentralisierten digitalen Zugang zu
den Verfahrensstandsdaten von interna-
tionalen Anmeldungen zu schaffen,

die Ergebnisse ergdnzender nationaler Re-
cherchen miteinzubeziehen,

die Zusammenarbeit zwischen den PCT-
Behorden unter Benutzung der modernen
Informationstechnologie zu verstarken;
den Abbau der Riickstdnde zu unterstiit-
zen und schlief3lich

den Interessen der Anmelder an einer
verstarkten Mitwirkung an den Verfahren
vor den PCT-Behorden stirker Rechnung
zu tragen.

11. Das Internationale Biiro betont gegen-
tiber dem Verdacht, hier wiirde verdeckt
auf eine internationale Harmonisierung des
Patentrechts hingearbeitet, den Charakter
des PCT als eines Verfahrensinstruments;
die nationale Souverénitét bei der Paten-
terteilung wird nicht tangiert; es geht nur
darum, die Effizienz des Systems zu stei-
gern, mogliche Liicken und Schwiéchen zu
eruieren und mit den vorhandenen Mitteln
aufzufangen.

12. Insgesamt unterscheidet sich die At-
mosphire in den Sitzungen der PCT-Ar-
beitsgruppen, die den Auftrag zur Fortfiih-
rung der Reform des PCT haben, positiv
von den politisch aufgeladenen Diskussio-
nen im SCP und im TRIPS-Rat. Der PCT
ist auf Konsens und das gemeinsame Be-
mithen um die Effizienz seiner Verfahren
angelegt. Auch die Entwicklungslander, die
mit China und Korea, Agypten, Brasilien
und Indien selbst PCT-Behorden haben,
kénnen sich dem Zwang zur Zusammen-
arbeit nicht entziehen. Es ist deshalb kei-
neswegs unrealistisch, nach dem Verlauf
der letzten Sitzungen mit einem erfolgrei-
chen Ergebnis der Reformbemithungen zu
rechnen.

13. Der Neubau an der Route de Ferney je-
denfalls geht seiner Vollendung entgegen.

Alfons Schifers, Rechtsanwalt,
Ministerialdirigent a.D., Bonn
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Nachgefragt: Benoit Battistelli, Prasident des EPA

Seit dem 1. Juli 2010 ist Benoit Batti-
stelli Prasident des Europdischen
Patentamtes (EPA). Der Franzose
wurde im Mirz 2010 vom Verwal-
tungsrat der Europdischen Patent-
organisation (EPO) fiir eine Amtszeit
von fiinf Jahren gewdhlt.

Benoit Battistelli, Jurist und Absol-
vent der weltweit renommierten fran-
zosischen Elitehochschulen IEP de
Paris (Pariser Institut fiir Politische

\ Studien) und ENA (Nationale Ver-
waltungsakademie), begann seine Karriere im franzosischen 6f-
fentlichen Dienst 1978 im Wirtschafts- und Finanzministerium.
Dort war er mafigeblich an der Entwicklung und Umsetzung po-
litischer Leitlinien fiir verschiedene Ministerien und 6ffentliche
Einrichtungen beteiligt. International wurde er zunéchst als Bot-
schaftsrat oder stellvertretender Botschaftsrat fiir Wirtschaft in
den franzosischen Botschaften in Italien, Indien, der Tiirkei und
Polen tétig. Ab 1999 bekleidete er im Ministerium fiir Wirtschaft,
Finanzen und Industrie die Position des Abteilungsleiters ftir In-
novations- und Wettbewerbspolitik und war ab 2002 stellver-
tretender Kabinettschef unter der damaligen Industrieministe-
rin Nicole Fontaine. Im Mai 2004 wurde Benoit Battistelli so-
dann zum Generaldirektor des franzosischen Patentamts INPI
ernannt. Ab Dezember 2006 war er auch Vizeprisident des Ver-
waltungsrats der EPO, ehe er im Mérz 2009 zum Ratsprésiden-
ten gewdhlt wurde. Ferner war er von Juli 2005 bis Juli 2008 Vor-
sitzender des Aufsichtsrats der EPO.

Wir fragten Benoit Battistelli nach seinen Vorhaben und Zielen
fiir seine Prasidentschaft beim EPO:

GRUR: Was sind Ihre Pline und Visionen fiir die néchsten fiinf
Jahre, was betrachten Sie dabei als grofite Herausforderungen?

Battistelli: Gleich nach meinem Amtsantritt als Prdsident des
EPA habe ich zwei externe Audits in die Wege geleitet: eines iiber
die Finanz- und Haushaltssituation der EPO und eines iiber die
IT-Struktur des Amts. Ich hoffe, dass bis Ende 2010 Ergebnisse
vorliegen, damit wir Schliisse daraus ziehen und die Ergebnisse
samt Analyse im Mdrz 2011 den Bediensteten und dem Ver-
waltungsrat préisentieren konnen. Wir brauchen eine strategi-
sche Analyse mittel- und langfristiger Trends bei den Kosten und
Einnahmen der EPO. AufSerdem miissen wir wissen, wohin sich
unsere IT-Systeme entwickeln sollen; dabei wird die maschinel-
le Ubersetzung von entscheidender Bedeutung sein, denn insbe-
sondere Patentdokumente aus asiatischen Lindern sind fiir Re-
cherchen von hoher Qualitit zunehmend relevant. Wenn das
IT-Audit ergibt, dass wir groffe Summen in unsere IT-Tools in-
vestieren miissen, ist ein vollstindiger Uberblick iiber die finan-
ziellen Kapazitdten unerldsslich.

Mein Hauptziel wird natiirlich sein, die hohe Qualitét der EPA-
Recherche und des europdischen Patents zu wahren. Das EPA
muss seinen Status als eines der besten Patentdmter — wenn
nicht als das beste Patentamt — der Welt behalten. Meine ober-
ste amtsinterne Prioritdt ist es, ein Klima des Vertrauens zwi-
schen Amtsleitung und Personal zu schaffen; ich sehe darin ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels. Die andere
MafSnahme, die uns helfen wird, unsere Qualitditsziele zu errei-
chen, ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit den EPO-Mit-
gliedsstaaten im Rahmen des europdischen Patentnetzes und
die Starkung der internationalen Kooperation mit Patentim-
tern weltweit, um die Doppelarbeit zu verringern.

Als engagierter Europder bin ich davon tiberzeugt, dass Europa
unsere Zukunft ist. Das EPA wird auch weiterhin mit seiner
Fachkenntnis zur Schaffung des EU-Patents beitragen und die
Entwicklung eines europdischen Streitregelungssystems fiir Pa-
tente unterstiitzen. Ich hoffe, dass diese wichtigen Projekte wdéh-
rend meiner Prisidentschaft Gestalt annehmen.

GRUR: Der EuGH hat in der miindlichen Verhandlung am
19. Mai 2010 betreffend das Gutachten 1/09 (Vereinbarkeit
des Ubereinkommens iiber das Gericht fiir europiische Pa-
tente und EU-Patente (GEPEUP) mit dem EU-Recht) zu er-
kennen gegeben, dass er die Beschwerdekammern des EPA
- ebenso frither schon diejenigen des HABM - nicht als Ge-
richte ansieht und daher Bedenken in Bezug auf einen aus-
reichenden Rechtsschutz z. B. bei einer Zuriickweisung ei-
nes zukiinftigen EU-Patents durch das EPA hat (bei Ent-
scheidungen des HABM gibt es bekanntlich eine Klage zum
Gericht in Luxemburg).

Welche Abhilfe wiirden Sie vorziehen:

- die Umwandlung der Beschwerdekammern in ein unab-
hingiges Gericht au8erhalb des EPA (es gibt hier einen
ca. 6 Jahre alten Gesetzgebungsvorschlag (CA/46/04)),
oder

- die Schaffung eines unabhingigen Gerichts - evtl. nur fiir
europdische Patente?

Battistelli: Der gerichtliche Charakter der Beschwerdekammern
des EPA und die richterliche Unabhdngigkeit der Beschwerde-
kammermitglieder sind im EPU verankert, und in den Texten
zur Ausfithrung des derzeitigen europdischen Patentsystems ist
dies weiter abgesichert. Dass die Mitglieder der Beschwerde-
kammern Richter sind, wurde auch von nationalen Gerichten
anerkannt.

Diese gerichtliche Unabhdngigkeit konnte jedoch besser sichtbar
gemacht werden, wenn die Beschwerdekammern neben dem Eu-
ropdischen Patentamt und dem Verwaltungsrat das dritte Or-
gan der Europdischen Patentorganisation wdren. Meiner An-
sicht nach wdre es vorzuziehen, den in CA/46/04 enthaltenen
Entwurf eines Vorschlags fiir eine entsprechende Revision des
EPU aufzugreifen, der das Konzept einer Europdiischen Patent-
organisation mit drei Organen im Detail darlegt und der sowohl
intern als auch im Verwaltungsrat und seinen Unterausschiis-
sen intensiv diskutiert wurde. 2004 waren sich die Vertrags-
staaten einig, dass der Entwurf einer Diplomatischen Konferenz
zur Revision des EPU vorgelegt werden sollte, falls eine solche
einberufen wird, um z. B. die zur Einfiihrung des EU-Patents
nétigen Anderungen des EPU vorzunehmen.

Europédisches Patentamt - Capitellumgebaude in Miinchen

GRUR: Die am 1. April 2010 in Kraft getretenen neuen Re-
geln zu Teilanmeldungen haben zu erheblicher Unruhe bei
den Anmeldern gefiihrt. Sie werden als unnétige und sogar
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rechtlich fragwiirdige Belastungen der Nutzer bezeichnet.
Es wurden in diesem Zusammenhang Fristen eingefiihrt,
die vom Nutzer kaum iiberwacht werden konnen, weil die
Bescheide des Amts, die diese Fristen auslosen, nicht ein-
deutig definiert sind (vgl. Dr. Rudolf Teschemachers Vortrag
auf der VPP-Frithjahrsfachtagung 2010).

Halten Sie die Politik des EPA unter dem Schlagwort "Rai-
sing the Bar" fiir gelungen und notwendig, und hat es hier
geniigend Meinungsaustausch mit den Nutzern gegeben?

Battistelli: Der von meiner Vorgingerin initiierte Prozess ,Rai-
sing the Bar“ soll die Qualitdt europdiischer Patente wahren und
verbessern. Uber Einzelheiten kann man reden, doch im Kern
ist diese MafSnahme fiir eine erfolgreiche Weiterentwicklung des
europdischen Patentsystems von essenzieller Bedeutung.

Die Anderungen in Bezug auf die Einreichung von Teilanmel-
dungen wurden fast zwei Jahre lang heifS diskutiert - in mehreren
Sitzungen des Ausschusses ,Patentrecht’ mit den Nutzern und im
Verwaltungsrat. Es gab einen intensiven und direkten Meinungs-
austausch mit den Nutzern des europdischen Patentsystems; die
Delegationen einiger Vertragsstaaten brachten recht deutlich zum
Ausdruck, was die Nutzer von den vorgeschlagenen Anderungen
hielten, und zdgerten, die vorgeschlagenen MafSnahmen zu ge-
nehmigen. Dennoch hat der Verwaltungsrat nach Abwdgung der
vorgebrachten Argumente die Anderungen schliefSlich mit grofSer
Mehrheit beschlossen. Genauso verhielt es sich mit dem zweiten
MafSnahmenpaket, das die neuen Regeln 62a und 70a sowie die
damit zusammenhdngenden Anderungen umfasste. Ob die be-
reits umgesetzten Teile der ,Raising the Bar“Initiative letztendlich

GRUR;,,, — Wussten Sie schon ...

erfolgreich sein werden, wird erst die Zukunft zeigen. Es kann sein,
dass kleine Anderungen der neuen Bestimmungen notwendig wer-
den. Nach drei Monaten mit den gednderten Regeln sind die ersten
Erfahrungen des Amts aber durchaus positiv.

Ich mochte hier betonen, dass ich mit den Nutzern des europdii-
schen Patentsystems einen konstruktiven Dialog fiihren will. Ei-
ne griindliche Konsultation und eine faktenbasierte Diskussion
sind notwendige Schritte in jedem Gesetzgebungsverfahren.

GRUR: Die EU-Kommission arbeitet derzeit mit grofiem
Druck an der Reform des europidischen Patentgerichtssy-
stems. Welche Resultate erwarten Sie in den verbleibenden
zwolf Monaten von der ,,Trio-Priasidentschaft”, und wie se-
hen Sie die Rolle des EPA in diesem Zusammenhang?

Battistelli: Das EPA hat ein sehr grofSes Interesse an einem gut
funktionierenden, einheitlichen Streitregelungssystem fiir euro-
pdische Patente und kiinftige EU-Patente. Das Amt hat schon in
friiheren Jahren die Arbeiten am EPLA unterstiitzt. Jetzt, da die
Einfiihrung eines EU-Patents endlich in greifbare Néihe riickt, sind
wir noch stdrker daran interessiert, in Europa ein hochqualitati-
ves Streitregelungssystem fiir Patente aufzubauen. Wiihrend die
politische Federfiihrung im Hinblick auf das GEPEUP-Uberein-
kommen in den Hénden der EU liegt, wird das EPA durch Ex-
pertenwissen und enge Zusammenarbeit mit den europdischen
Institutionen das Projekt nach Krdften fordern. Vorerst miissen
wir jedoch das Ergebnis des Verfahrens zum GEPEUP-Uberein-
kommen vor dem Gerichtshof der EU abwarten, bevor die néch-
sten konkreten Schritte unternommen werden konnen.

Weiterflihrende Informationen finden Sie hier: www.epo.org

... dass der CH.Beck-Verlag und die
Deutsche Vereinigung fiir gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht seit No-
vember 2009 neben den bereits bekann-
ten Zeitschriften ,GRUR®, ,GRURy, “ und
~GRURRR" eine weitere Zeitschrift, die
»GRURp,,,“ herausbringen?

GRURp,,, informiert knapp und mit dem
notwendigen Tiefgang tiber wesentliche
Entwicklungen im Bereich des gewerbli-
chen Rechtsschutzes und des Wettbe-
werbsrechts. Die Zeitschrift enthalt in er-
ster Linie wichtige Entscheidungen, die
jeweils mit Sachverhalt, Entscheidungs-
griinden und Tipps fiir die Praxis tiber-

sichtlich auf nur einer Seite dargestellt
werden. Im Fokus stehen dabei das Mar-
kenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheber-
und Medienrecht, Patentrecht, Lebens-
mittel- und Arzneimittelrecht, Kartell-
recht, Vertragsrecht sowie Verfahrens-
und Kostenrecht.

Dartiber hinaus informiert jede Ausga-
be in zwei Kurzbeitragen tiber aktuelle
Themen und die damit verbundenen
Neuerungen fir den Berufsalltag. An-
ders als die anderen Zeitschriften der
GRUR erscheint GRURp,,, zweimal im
Monat jeweils in Kombination mit ei-
nem vorab zugestellten E-Letter, welcher

GRUR gratuliert

den kompletten Heftinhalt enthalt, so-
wie der Zugriffsmoglichkeit auf ein zu-
gehoriges Online-Modul mit Volltext-
resprechung und Gesetzestexten.

GRURp,,, mit Online-Dienst kann drei
Monate lang kostenlos getestet werden.
Das Abonnement kostet 148 Euro im
Jahr. Mitglieder der GRUR erhalten das
Jahresabonnement bereits fiir 98 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter:
http://beck-online.beck.de

Wir gratulieren unseren Ehrenmitglie-

dern Herrn Dipl.-Ing. Heinz Bardehle

(geb. 4. Oktober 1920) und Herrn Dr.

Eckehart Freiherr von Pechmann (geb.

20. April 1920) ganz herzlich zu ihrem 90.
Geburtstag!

Herr Bardehle (1.) ist seit 1963 Mitglied
der Vereinigung und wirkt seit 1968 im Fachausschuss fiir Pa-
tent- und Gebrauchsmusterrecht mit. Im Jahr 1976 tibernahm
er die Vertretung der Bezirksgruppe Bayern.

Herr Dr. von Pechmann (r.) trat der Vereinigung 1957 bei, wur-
de 1969 Mitglied des Fachausschusses zum Schutz von Pflan-
zenziichtungen und leitete diesen gut zwanzig Jahre lang als Vor-
sitzender. Aufierdem engagierte er sich seit
1967 im Fachausschuss fiir Patent- und
Gebrauchsmusterrecht. Vertreter der Be-
zirksgruppe Bayern wurde er im Jahr 1975.

Wir danken beiden Ehrenmitgliedern fiir
ihre langjéhrige Verbundenheit und ihren
wertvollen Einsatz fiir unsere Vereinigung!

0112010
4



Ausblick: Das europiische Patentgerichtssystem — EuGH ante portas

1. Die Tagespolitik beschéftigt sich immer wieder mit politischen
Versprechen, deren Nichteinhaltung den Verantwortlichen sel-
ten schlaflose Néchte zu bereiten scheint. Es mag fiir manche Be-
teiligte tiberraschend sein, mit diesem Hinweis einen Zustands-
bericht tiber die européische Patentgerichtsdiskussion einzulei-
ten. Aber die beteiligten Kreise haben in den letzten Monaten den
Eindruck gewonnen, dass die zahlreichen &ffentlichen Stellung-
nahmen des Bundesjustizministeriums in den vergangenen Jah-
ren zu den Zielen der Patentpolitik, mit denen versprochen wur-
de, dass man in den Verhandlungen tber ein europdisches Pa-
tentgerichtssystem keinen Kompromiss eingehen werde, der nicht
eine nachhaltige Verbesserung des status quo darstellt!, einigen
Verantwortlichen lastig geworden sind.

2. Die deutsche Leitlinie bei den EPLA-Verhandlungen, an denen
der Verfasser seit dem Jahr 2000 als Sachverstandiger beteiligt war,
ist es immer gewesen, die bestehenden nationalen Patentgerichte
in den Léndern mit einer etablierten Patentgerichtsbarkeit fiir das
europdische System zu nutzen, d h. sie in das System einzubinden
und zu erhalten. Daher hatte sich Deutschland zu Beginn der
EPLA-Verhandlungen in aller Eindeutigkeit gegen die urspriingli-
chen Vorschldge gewandt, wonach fernab von den Nutzern ein
zentrales Patentgericht errichtet werden sollte, dessen Besetzung
und Verfahrenssprache wohlweislich im Dunkeln gelassen wurde.
Der deutsche Gegenentwurf? sah daher ein dezentrales Gerichts-
system mit nationalen Kammern in den einzelnen Lindern vor,
der einstimmig als Verhandlungsgrundlage fiir ein EPLA-Ab-
kommen akzeptiert wurde, im Jahre 2006 aber trotz 95% Zustim-
mung der Nutzer aus politischen Griinden scheiterte.

3. Der neue Ansatz der EU-Kommission wird nunmehr unter
dem Begriff ,Gericht fiir Européische und EU Patente” diskutiert.
Es liegt seit einem Jahr ein Ubereinkommensentwurf vor3, des-
sen Achillesferse in der angeblichen Notwendigkeit besteht, we-
gen der Verbindung der Gerichtsbarkeit mit der Schaffung eines
EU-Patents (frither Gemeinschaftspatent) alle Mitgliedslander der
EU einzubeziehen, auch wenn sie an dem Projekt gar nicht inter-
essiert sind. Als neuestes Szenario ist hinzugekommen, dass man
plant, die bisher fiir die Rechtsstreitigkeiten von EP-Patenten zu-
stindigen nationalen Gerichte sowie die lokale Verfahrensspra-
che kurz nach Inkrafttreten des Ubereinkommens praktisch ab-
zuschaffen.*

Der Ubereinkommenstext vom Mirz 2009 ist daher keineswegs
von allen Praktikern und auch nicht von allen Mitgliedsldndern
gutgeheiflen worden, und sein weiteres Schicksal hdngt nun noch
vom Ergebnis des vom EuGH erbetenen Gutachtens zu seiner Ver-
einbarkeit mit den EU-Vertragen ab. Mit dieser Vereinbarkeit sieht
es nicht sehr vielversprechend aus. Die miindliche Verhandlung
des Gerichtshofs hat am 19. Mai 2010 stattgefunden, und seine
Entscheidung wird im Herbst erwartet. Nicht nur haben sich in

der miindlichen Verhandlung erhebliche Diskrepanzen selbst zwi-
schen den Lindern gezeigt, die das geplante Ubereinkommen als
kompatibel mit den Vertragen ansehen®, so dass selbst die Richter
des EuGH erstaunt fragten, wie es eigentlich mit der im Dezember
verkiindeten Einstimmigkeit im Rat bestellt sei®. Noch gravieren-
der miissen die Bemerkungen und Fragen an die Adresse der Ver-
treter der EU-Institutionen gewertet werden, wie es um den
Rechtsschutz gegen Entscheidungen des zur Erteilung von EU-Pa-
tenten ausersehenen EPA bestellt sei. Darauf waren die Vertreter
des Rates und der Kommission ersichtlich nicht vorbereitet.

4. Die gerade bekannt gewordenen Schlussantrige der General-
anwidlte, die schon mit ihren Fragen zum Umfang gemeinschafts-
rechtlicher Befugnisse im Patentgerichtssystem bei den angespro-
chenen Prozessvertretern Unbehagen ausgeldst hatten und nun
fiir eine umfassende Kontrolle des EuGH im européischen Pa-
tentrecht pladieren, werden nach Vorliegen der EuGH-Entschei-
dung voraussichtlich erkennen lassen, dass Europa eine Denkpau-
se braucht, wenn es nicht — und dann wohl zum letzten Mal — mit
einem einheitlichen Patentgerichtssystem scheitern will. Es hat
sich nicht als zielfiihrend erwiesen, aus politischen Griinden viele
Regelungen gerade bei den gerichtlichen Zustandigkeiten im Un-
klaren zu lassen oder gar in letzter Minute die vorher getroffenen
Losungen durch Revisionsklauseln auf den Kopf zu stellen, so dass
der EuGH, wie vom Parlament gertigt, im Ergebnis tiber einen Text
entscheiden soll, der teils noch nicht ausdiskutiert, teils bereits wie-
der Makulatur ist. Die erforderliche Denkpause sollte man fiir die
weitere Diskussion tiber die Verfahrensregeln und ein Kosten-sy-
stem nutzen, aber vor allem fiir die geplante Entziehung von na-
tionalen gerichtlichen Zusténdigkeiten, um diese evtl. vorab durch
die nationalen Parlamente absegnen zu lassen bzw. zu dndern’. Die
geplanten Regeln, die bis zur Entfernung der deutschen Richter
und der deutschen Sprache aus den lokalen deutschen Kammern
fiir Streitigkeiten tiber die européischen ,Biindelpatente”® gehen,
beriihren nicht nur die Verfassungen der Mitgliedslénder, sondern
auch den EU-Vertrag, wie von einer Reihe von Mitgliedsstaaten in
Luxemburg dargelegt wurde.

5. Vieles in den Verhandlungen in den letzten zehn Monaten zwi-
schen den Delegationen der Mitgliedsstaaten geschah hinter ver-
schlossenen Tiiren und ohne eine Befassung oder sogar gegen die
ausdriickliche Meinung der beteiligten Kreise. Man hort von vie-
len Nutzern, Anwilten und Richtern immer haufiger die Frage,
wer sich in Europa eigentlich ein halb fertiges und vollig uner-
probtes Patentgerichtssystem an Stelle hochst effizienter und jahr-
zehntelang erfolgreicher nationaler Gerichte wiinscht, ohne den
Anmeldern und Patentinhabern zumindest bei der Durchsetzung
ihrer Schutzrechte die Wahl zwischen den nationalen und den
EEUPG zu lassen. Und warum kann ,die Politik” etwas wollen,
was der gesamten Wirtschatft aller Wahrscheinlichkeit nach gro-
en Schaden zufiigen wird? Es scheint, dass es hier wie schon seit
einiger Zeit auf anderen Gebieten nicht mehr um optimale L6-
sungen zum Nutzen der Beteiligten geht, sondern um schlechte
Kompromisse und selbstdefinierte Opfer, die man erbringen miis-
se, damit bei den Verhandlungen in Briissel die gute Stimmung
nicht leidet; wer aufmuckt ist kein guter Européer.

6. Es gibt keinen triftigen Grund, der fiir eine exklusive Zustén-
digkeit der neuen EU-Gerichte auch fiir die nationalen EP-Pa-
tente sprechen wiirde. Im Gegenteil: Durch die zeitlich befristete
opt-out-Losung des Art. 58 des Ubereinkommens werden die In-
haber von EP-Patenten gezwungen, sich bis kurz nach dem In-
krafttreten des Ubereinkommens zu entscheiden, ob sie Klagen
aus ihren Patente weiter vor die nationalen Gerichten bringen
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wollen. Wenn man ihnen daftir zwanzig Jahre Zeit lasst, werden
nicht hunderttausende Patente dem neuen System verloren ge-
hen, sondern die Patentinhaber werden die neuen Gerichte te-
sten und vielleicht nach und nach immer haufiger benutzen. Das-
selbe gilt fiir die Neuanmelder nach Inkrafttreten des Uberein-
kommens. Der Plan, den nationalen Gerichten die Zustédndigkeit
fiir diese Patente ersatzlos zu entziehen, bevor die neuen Gerich-
te tiberhaupt erprobt worden sind, ist nicht zu verantworten Auf
die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen wird nicht
nur die deutsche Wirtschaft gern verzichten wollen. Was wird
nédmlich das Europiische Patentamt sagen, wenn eine grofle
Mehrheit der bisherigen Anmelder die mit der Systemumstellung
verbundenen Schwachstellen scheut und zu hunderttausenden
wieder national anmeldet, wie dies zumindest die Pharma-Indu-
strie in England schon angekiindigt hat? Dann wird man sogar
ohne die Formulierung komplizierter Teilanmeldungsregeln mog-

licherweise in kurzer Zeit die Ziele des Programms ,raising the
bar“ nicht nur erreichen, sondern bald bei weitem tibertreffen.
Ob man dieses Risiko eingehen will?

7. Die vielfiltigen Zusagen der Politik zur Gerichtsbarkeit haben
einen Vertrauenstatbestand gerade fiir die mittelstindischen Un-
ternehmen geschaften, die am meisten durch die geplanten Neu-
regelungen behindert wiirden, wenn sie ihre Patente nicht mehr
vor deutschen Richtern und in deutscher Sprache verteidigen
kénnten®. GRUR sollte die Verantwortlichen nachhaltig an ihre
Versprechen erinnern, schon deshalb, weil niemand bisher nach-
vollziehbar begriinden konnte, warum man ohne Not die natio-
nalen Patentgerichte nicht neben den neuen EU-Gerichten min-
destens so lange bestehen lasst, bis sie sich bewéhrt haben!®.

Dr. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt, Miinchen/Paris

T So zuletzt im Jahre 2007 die damalige Justizministerin Zypries bei einem vom Bundespatentgericht veranstalteten internationalen Symposium Uber die Zukunft
der européischen Gerichtsbarkeit, vgl. <http://www.bpatg.de/bpatg/symposium/symposium.html>. Bei diesem Symposium waren die meisten internationalen
Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten anwesend, die in den letzten Jahren an den Diskussionen Uber dieses Projekt beteiligt waren.

2 Mit dessen Ausarbeitung hatte die sog. EPLA Working Party Dr. Jiirgen Schade und den Verfasser betraut.

3 St7928/09 vom 23. Méarz 2009, vgl. Naheres auch zu den Arbeiten Pagenberg, GRUR Int. 2009, 314
4 Vgl. zu den Einzelheiten Pagenberg, GRUR Int. 2010, 195

o

o

sion schamhaft weggelassen wurden, aber immerhin die Zahl 41 erreichen.

~

schieden werden kann.

Sieben Mitgliedslander haben dartber hinaus vor dem EuGH gegen eine Vereinbarkeit mit dem Vertrag pladiert.
Die Richter fragten sogar nach der Zahl der FuBnoten in den Schlussfolgerungen des Rates vom 4. bzw. vom 7. Dezember 2009, die in der verdffentlichten Ver-

Dies hat der Vertreter des Européischen Parlaments in der EuUGH-Verhandlung gefordert, bevor Uber die Vereinbarkeit mit der européischen Rechtsordnung ent-

& Vgl. zu den Einzelheiten der von Deutschland akzeptierten ,,Revisionsklausel* Pagenberg, GRUR Int. 2010, 195

©

Prof. Clem Sunter, Wirtschaftsprofessor und Vorstandsvorsitzender des Anglo-amerikanischen Chairman’s Fund, hat in seinen Studie nachgewiesen, dass in Ja-

pan und Deutschland nach dem 2. Weltkrieg der Wirtschaftsaufschwung in den ersten zehn Jahren fast vollig von Familienunternehmen getragen wurde.
10 Dazu bedarf es nach den Erfahrungen nach dem Inkrafttreten des EPU im Jahre 1978 mindestens fiinfzehn bis zwanzig Jahre.

Terminvorschau
Herbsttagung VPP

Tagungsort:
MARITIM Hotel Ulm

Termin:

Donnerstag, 28. Oktober 14:00 Uhr bis
Freitag, 29. Oktober 16:30 Uhr

Referenten und Themen:

Marianne Grabrucker, Aktuelle Uber-
sicht zum Stand der Rechtsprechung bei
nicht-konventionellen Markenformen,
bei Loschungen wegen Bosgldubigkeit
und zur Gleichbehandlung von Mar-
kenanmeldern bei Voreintragungen

Dr. Klaus-Dieter Langfinger, For-
schungsprivileg und mittelbare Patent-
verletzung

Dr. Hans Beeg, Patente und Insolvenz
Joseph D. Evans, Die Bilski-Entschei-
dung des US Supreme Courts

Dr. Hans-Peter Felgenhauer, Recht-
sprechung des EPA

Thomas A.H. Schock / Dr. Martina
Eberle, Forschungskooperation im
Lichte des EU-Beihilferahmens

Dr. Alexander Klicznik, Stand der
Technik aus dem Internet: Rechts- und
Beweisfragen sowie Auswirkungen auf
Strategien des Defensive Publishing

Anmeldung: www.vpp-patent.de

IP Summit Brussels 2010

2uy 3
sicamaen

j»BRUSSELSIp2010
v i'lr,

Am 2. und 3. Dezember 2010 findet der 4.
pan-European Intellectual Property Sum-
mit in Brissel statt. Zu der Konferenz im
Hotel Le Plaza Brussels werden tiber 150
Referenten und 600 Delegierte erwartet.
Nach Auskunft des Veranstalters Premier
Cercle haben bereits drei EU-Kommissare
(GD Binnenmarkt und Dienstleistungen,
GD Handel und GD Informationsgesell-
schaft und Medien) sowie die Prisidenten
des EPA und des HABM ihre Teilnahme
zugesagt. Im Austausch mit hochqualifi-
zierten Referenten aus Industrie und Wirt-
schaft sollen Themen wie die européische
Patentreform, Lizenzierung, Markenbe-
wertung (IP-Valuation), Sorgfaltspflichten
(due diligence), Gerichtsverfahren sowie
branchenspezifische Aspekte des geistigen
Eigentums (Pharmazie, Automobile, grii-
ne Technologien, Software) beleuchtet
und diskutiert werden. GRUR-Mitglieder
erhalten auf die Teilnahmegebiihren einen
Rabatt von 33%. Hierfiir miissen Sie nur
,GRUR" in das Feld ,Promotional Code“
des Onlineformulars (Schritt 2/3) unter
www.ipsummit.info eintragen.

WeiterfUhrende Informationen finden Sie hier:
Www.ipsummit.info

GRUR Jahrestagung 2011

Zu guter Letzt
freuen wir uns, Sie
schon jetzt auf un-
sere niachste GRUR
Jahrestagung auf-
, merksam zu ma-
chen! Diese wird
vom 14. bis 17.
September 2011 in
Berlin stattfinden.

Doutsche Vereinigung fur gewerbichen Rechisachz
und Leheborechl

Jahrestagung

14, bis 17, September 2011
Berin.

Weitere Informationen folgen auf: www.grur.de
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